WYROK Z DNIA 22.6.2004 1. — SPRAWA T-66/03

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (druga izba)

z dnia 22 czerwca 2004 r.”

W sprawie T-66/03

Koffiebranderij en Theehandel ,Drie Mollen sinds 1818” BV, z siedziba w
's-Hertogenbosch (Niderlandy), reprezentowana przez adwokata P. Steinhausera,
z adresem do doreczenn w Luksemburgu,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Novaisa Gongalvesa oraz S. Laitinen,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej drugg strong w postepowaniu przed Izbg Odwolawcza OHIM byta:

Manuel Nabeiro Silveira, L%, z siedziba w Campo Maior (Portugalia),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
17 grudnia 2002 r. (R 270/2001-2), wydana w postepowaniu w sprawie sprzeciwu
miedzy Koffiebranderij en Theehandel ,Drie Mollen sinds 1818” BV a Manuel

Nabeiro Silveira, L%,
* Jezyk postgpowania: angielski.
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SAD PIERWSZE] INSTANCJI WSPOLNOT
EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: J. Pirrung, prezes, A. W. H. Meij i N. J. Forwood, sedziowie,

sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozong w sekretariacie Sagdu w dniu 26 lutego 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 20 czerwca 2003 r.,

po przeprowadzeniu w dniu 20 stycznia 2004 r. rozprawy, w ktérej strona skarzaca
nie wziela udziahy,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 15 czerwca 1998 r. Manuel Nabeiro Silveira, L% zglosita do Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
wspolnotowy znak towarowy na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdinotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994
L 11, str. 1) z pdZniejszymi zmianami.
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Przedmiotem zgloszenia byl nastepujacy graficzny znak towarowy:

Znak towarowy zostal zgloszony dla towaru ,kawa”, nalezacego do klasy 30
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw towarowych z dnia 15 czerwca 1957 r.
w zrewidowanej i zmienionej wersji.

Zgloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych
nr 17/1999 z dnia 8 marca 1999 r.

W dniu 6 kwietnia 1999 r. skarzaca wniosta sprzeciw wobec rejestracji tego znaku na
podstawie art, 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, powolujac si¢ na prawdopodo-
bieistwo wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 z powodu podobieristwa zgloszonego znaku towarowego do wczeéniejszych
znakéw towarowych, ktérych skarzaca jest wlacicielem.
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Wezesniejsze znaki towarowe, powolane na poparcie sprzeciwu, chronia oznaczenie
sfowne GALA i dotycza towaréw nalezacych do klasy 30 Porozumienia nicejskiego,
w szczeg6lnosci towardw ,kawa i/lub herbata”. Do znakéw tych naleza:

— krajowy grecki znak towarowy nr 32533 dla towaréw ,.kawa i herbata”;

— dwa znaki towarowe zarejestrowane w Zjednoczonym Krélestwie (znak
towarowy nr 870174 dla towaréw ,kawa i herbata” i znak towarowy
nr 1469857 m.in. dla towaréw ,kawa i herbata”);

~ znak towarowy nr 042335 zarejestrowany w panistwach Beneluksu dla towaréw
»kawa i herbata”;

— migdzynarodowy znak towarowy nr R210550 chroniony na terytorium Francji,
Wtoch i Austrii dla towaréw ,kawa i herbata”;

— migdzynarodowy znak towarowy nr 570004 chroniony na terytorium Portugalii
dla towaru ,herbata”.

W decyzji z dnia 29 stycznia 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM odrzucit sprzeciw,
uznawszy, iz pomimo identycznosci towaréw objetych zgloszonym znakiem
towarowym z towarami objetymi przez wczeéniejsze znaki towarowe oba oznaczenia
nie sa do siebie podobne i w zwigzku z tym nie zachodzi prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad.
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W dniu 16 marca 2001 r. skarzaca wniosla na podstawie art. 59 rozporzadzenia
nr 40/94 odwolanie od tej decyzji, podnoszac naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 17 grudnia 2002 r. (zwang dalej
szaskarzona decyzja”) odwolanie zostalo odrzucone. Jzba Odwolawcza byta zdania,
ze konkurujace znaki towarowe nie wykazuja podobiefistwa wizualnego, fonetycz-
nego ani koncepcyjnego i w zwiazku z tym nie zachodzi prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— nakazanie OHIM odmowy rejestracji zgloszonego znaku towarowego;

— obcigzenie OHIM wlasnymi kosztami.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.
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Co do prawa

W przedmiocie pierwszego Zgdania majgcego na celu stwierdzenie niewaznosci
zaskarzonej decyzji

Na poparcie skargi skarzagca powoluje sie w istocie na dwa zarzuty oparte: po
pierwsze, na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i, po drugie, na
naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, w obydwu przypadkach w zwigzku
z art. 42 ust. 1 tego rozporzadzenia.

W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94

— Argumenty stron

Skarzaca jest zdania, ze towary, ktérych dotycza sporne znaki, sa identyczne, za$
wspomniane znaki podobne, w zwigzku z czym zachodzi prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad.

Izba Odwolawcza nie uwzglednila — zdaniem skarzacej — w dostatecznym stopniu
okolicznosci, ze znak towarowy GALA jest powszechnie znany i ze kawa jest
sprzedawana na rynku, na ktérym dominuje przede wszystkim ustny sposéb
komunikacji, wobec czego podobienistwu fonetycznemu znakoéw przypisaé nalezy
szczegdlne znaczenie.

II-1773



15

17

18

19

WYROK Z DNIA 22.6.2004 r. — SPRAWA T-66/03

Skarzaca podnosi ponadto, ze pierwsze cztery litery stownego elementu znaku
towarowego bedacego przedmiotem sprzeciwu sg identyczne z literami uzytymi
w oznaczeniach stownych wczeéniejszych znakéw towarowych, co automatycznie
sugeruje odbiorcom, e towary te pochodza od przedsigbiorstw powigzanych
gospodarczo.

OHIM odrzuca argumentacje skarzacej i twierdzi, ze zaskarzona decyzja nie nosi
znamion naruszenia prawa.

— Qcena Sadu

W mysl art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
weczesniejszego znaku towarowego nie rejestruje si¢ zgloszonego znaku towarowego,
jezeli z powodu identycznoéci lub podobieristwa do wcze$niejszego znaku
towarowego, identycznoéci lub podobieristwa towaréw lub ustug istnieje prawdo-
podobiefistwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony.

W mysél art. 8 ust. 2 lit. a) pkt ii) oraz iii) rozporzadzenia nr 40/94 wczeéniejsze znaki
towarowe oznaczaja znaki towarowe zarejestrowane w Paristwie Czlonkowskim lub
znaki towarowe rejestrowane na mocy miedzynarodowych uzgodnieni obowigzuja-
cych w Pafstwie Czlonkowskim, w odniesieniu do ktérych data ztozenia wniosku
o rejestracjg jest wezesniejsza od daty zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego.

W niniejszym przypadku krajowe i migdzynarodowe wczeéniejsze znaki towarowe
zostaly zarejestrowane w Grecji, krajach Beneluksu, Zjednoczonym Krélestwie,
Portugalii, Francji i Wloszech. Dokonujac zatem oceny prawdopodobienstwa
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wprowadzenia w blad, nalezy uwzgledni¢ sposéb postrzegania przez odbiorcéw
w tych Paristwach Czlonkowskich. Poniewaz towary objete wczeéniejszymi znakami
towarowymi naleza do débr powszechnego uzytku, krag odbiorcéw stanowig
przecietni konsumenci.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad
istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza od tego
samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie od przedsigbiorstw powiazanych gos-
podarczo.

Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad podlega
catosciowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczeri
oraz towardw lub ustug przez wiasciwy krag odbiorcéw, z uwzglednieniem wszelkich
okolicznosci konkretnego przypadku, w szczegélnoéci wzajemnej zaleznoéci
pomiedzy podobieristwem oznaczeri a podobiefistwem danych towaréw lub ustug
[zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB
przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec.
str. 11-2831, pkt 31-33 oraz powolane tam orzecznictwo].

Strony s3 zgodne co do tego, ze towar, dla ktérego zgloszony zosta znak towarowy
(kawa), i towary objete wczedniejszymi znakami towarowymi (kawa i herbata) sa
identyczne lub podobne.

W tej sytuacji wynik postepowania zalezy od stopnia podobienistwa oznaczeri.
W mysl utrwalonego orzecznictwa, dokonujgc calosciowej oceny prawdopodobieri-
stwa wprowadzenia w blad w przedmiocie wizualnego, fonetycznego lub koncepcyj-
nego podobienistwa spornych oznaczen, nalezy uwzgledni¢ ogélne wrazenie, jakie
wywoluja te oznaczenia, przy czym na szczegdlng uwage zasluguja elementy
wyrdzniajace i dominujace [zob. wyrok Sadu z dnia 14 pazdziernika 2003 r.
w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS), Rec. str. 11-4335, pkt 47 oraz powolane tam orzecznictwo].
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Jezeli chodzi o wizualne podobiefistwo rozpatrywanych oznaczen, pierwsze cztery
litery elementu stownego zgloszonego znaku towarowego sa identyczne z literami
tworzacymi oznaczenie chronione przez wczeéniejsze znaki towarowe. Jednak
obydwa sporne stowa, ,Galdxia” i ,Gala”, sa ewidentnie réznej dlugosci. Ponadto
pierwsze cztery litery sfowa ,Galdxia” nie tworzg elementu, ktéry bylby postrzegany
w oderwaniu od koricéwki tego stowa (,xia”). W szczegélnoéci litery te nie s3
oddzielone od koncéwki, nie wyrézniono ich inna czcionks i nic ich nie wyréznia
w zaden inny sposéb od koricéwki sfowa ,xia”. Stowo ,Galdxia” jest w zwiazku z tym
postrzegane jako calo$¢, a nie jako stowo skladajace sie z réznych elementéw, w tym
stowa ,Gala”. Wreszcie zgloszony znak towarowy jest znakiem graficznym: biato
obwiedzione czerwone pismo na czarnym tle stanowi zatem integralna czeé¢
zgloszonego oznaczenia i determinuje jego aspekt wizualny. W zwiazku z tym nalezy
stwierdzi¢ — tak jak Izba Odwolawcza (pkt 19 zaskarzonej decyzji) — Ze sporne
oznaczenia nie sa wizualnie podobne.

W przedmiocie potencjalnego podobieristwa fonetycznego spornych oznaczen
OHIM stusznie uznal, ze pomiedzy stowami ,Galdxia” i ,Gala” zachodza znaczace
réznice. W szczegblnodci rézna jest liczba sylab. Ponadto w brzmieniu stowa
,Galdxia” silnie wyréznia sie i zostanie spostrzezona przez konsumenta spoéigloska
»X" poprzedzajaca samogloski ,i” i ,a”. Jak z tego wynika, sporne oznaczenia nie s3
podobne réwniez w aspekcie fonetycznym.

W zwigzku z tym twierdzenie skarzacej, jakoby element fonetyczny odgrywal na
wladciwym rynku szczegdlne znaczenie ze wzgledu na typowy sposéb sprzedazy
kawy, nalezy uzna¢ za nieistotne dla niniejszej sprawy.

W przedmiocie potencjalnego podobieristwa koncepcyjnego spornych oznaczen
zauwazy¢ nalezy, ze weze$niejsze znaki towarowe GALA odwoluja sie we wszystkich
jezykach uzywanych na wlasciwych rynkach, z wyjatkiem greckiego, do uroczystosci,
podczas gdy ,Galdxia” kojarzy sie we wszystkich rozpatrywanych jezykach
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z systemem gwiezdnym (galaktyka). W jezyku greckim, z ktérego pochodzi stowo
»galaxia”, wyraz ,gala” (yéha) oznacza ,mleko”. Niemniej jednak — nawet w jezyku
greckim — zachodzi wyrazna réznica znaczeniowa pomiedzy spornymi wyrazami, to
jest wyrazem ,mleko” (yéAa) z jednej strony i wyrazem ,galaktyka” (yoAa€ial)
z drugiej strony.

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza stusznie uznata w pkt 19 zaskarzonej
decyzji, iz sporne znaki towarowe nie sa podobne wizualnie, fonetycznie ani
koncepcyjnie.

Dodatkowe argumenty przytoczone przez skarzacy, oparte — po pierwsze — na tym,
ze jej znaki towarowe sg rzekomo powszechnie znane, oraz — po drugie — na
prawdopodobieristwie skojarzenia spornych oznaczen, nie sa w stanie podwazyé tego
stwierdzenia.

W odniesieniu do pierwszego z tych argumentéw, jakoby Izba Odwolawcza nie
uwzglednita — podniesionej po raz pierwszy przed niag — okolicznoéci, ze
wczesniejsze znaki towarowe sa powszechnie znane na czedci wspélnotowego
rynku, nalezy zauwazy¢, Ze renoma znaku towarowego — jak wynika réwniez
z siddmego motywu rozporzadzenia nr 40/94 — stanowi czynnik, ktéry nalezy
uwzgledni¢, dokonujac oceny, czy podobieristwo oznaczeri albo towaréw lub ustug
jest wystarczajace do powstania prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad [wyrok
Trybunatu z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. 1-5507,
pkt 18 i 24 (w zwigzku z wykladnia dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majycej na celu zblizenie ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych
si¢ do znakéw towarowych, Dz.U. 1989, L 40, str. 1) i wyrok Sadu z dnia
22 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-311/01 Editions Albert René przeciwko OHIM
— Trucco (Starix), Rec. str. 11-4625, pkt 61].

W tej kwestii nalezy najpierw stwierdzi¢, ze skarzgca nie wskazata w trakcie calego
postgpowania przed OHIM ani okolicznoéci faktycznych, ani zadnych dowodéw
wskazujacych na powszechng znajomos¢ jednego lub wigkszej liczby jej znakéw
towarowych. W szczegélnosci nie okreslifa blizej, na ktérym lub ktérych rynkach
wlasciwych jej znaki towarowe ciesza si¢ tego rodzaju renoma.
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W mysl art. 74 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 40/94 w postgpowaniu odnoszacym
sie do wzglednych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza si¢ w badaniu do
stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw przedstawionych przez strony. Z tego
przepisu wynika réwniez, iz na stronach spoczywa cigzar przedstawienia stanu
faktycznego i dowodéw uzasadniajacych ich twierdzenia [zob. podobnie,
w odniesieniu do dowodéw, wyrok Sadu z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie
T-232/00 Chef Revival USA przeciwko OHIM — Massagué Marin (Chef), Rec. str.
11-2749, pkt 45]. Jezeli strona, ktéra wniosta sprzeciw, chce powolac sig na to, iz jej
znak towarowy jest powszechnie znany, to jest ona zobowiazana do przedstawienia
okolicznoéci faktycznych, wzglednie dowodéw, ktére umozliwityby OHIM ocene,
czy to twierdzenie jest zasadne. Z tego wzgledu w niniejszym przypadku skarzgca,
jezeli chciata, aby ewentualna renoma jej wczesniejszych znakéw towarowych
zostata uwzgledniona, nie moze ograniczy¢ sie do przedstawienia samego
twierdzenia co do istnienia tej renomy. Stad nie nalezy uznawaé, ze jeden
z wezeéniejszych znakéw cieszyl sie renoma na rynku.

Co wiecej, nawet gdyby przyznaé skarzacej, ze jej twierdzenie jest prawdziwe,
badanie podobieristwa znakéw towarowych nie doprowadzitoby do innego rezultatu.
Niezaleznie od tego, jaka renoma ciesza si¢ w niniejszym przypadku wczedniejsze
znaki towarowe, wystepuja tu znaczace réznice, ktére umozliwiaja konkretnemu
konsumentowi odréznienie zgloszonego znaku towarowego od wczeéniejszych
znakéw towarowych. W szczegélnosci, jak przedstawiono w pkt 24 powyzej,
w przypadku zgloszonego znaku towarowego chodzi o oznaczenie graficzne, ktérego
forma wizualna zdecydowanie rézni sig od formy spornych weze$niejszych sfownych
znakéw towarowych.

W zwigzku z tym argument skarzacej dotyczacy rzekomej renomy jej znakéw
towarowych nie zasluguje na uwzglednienie.

Co sie tyczy drugiego z argumentéw wskazanych w pkt 29 powyzej, skarzgca pragnie
prawdopodobnie wykazaé, ze zachodzi prawdopodobieristwo, iz sporne oznaczenia
zostana ze soba skojarzone ze wzgledu na podobieristwo wezesniejszych znakéw
towarowych (GALA) i pierwszego czlonu elementu slownego zgloszonego
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oznaczenia (,Gald”) i ze prawdopodobienistwa tego nie eliminuje fakt, iz sporne
oznaczenia maja rézne znaczenie, tym bardziej ze nie istnieje zwigzek znaczeniowy
pomiedzy zgloszonym znakiem towarowym a towarem, dla ktérego zostat zgloszony.

W tym kontekécie nalezy wskazad, ze art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 ma
zastosowanie jedynie wtedy, gdy z powodu identyczno$ci lub podobieristwa znakéw
towarowych albo towaréw lub uslug ,istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad opinii publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktérym wczeéniejszy znak
towarowy jest chroniony; prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad obejmuje
réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem”. Z jego
brzmienia wynika, Ze pojecie prawdopodobieristwa skojarzenia nie stanowi
alternatywy dla pojecia prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, lecz precyzuje
jego zakres. Juz z samego brzmienia tego przepisu wynika, ze nie podlega on
zastosowaniu, jezeli nie zachodzi prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad
odbiorcéw (wyroki Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95
SABEL, Rec. str. 1-6191, pkt 18 oraz z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98
Marca Mode, Rec. str. 1-4861, pkt 34). Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
w rozumieniu tego przepisu zachodzi jednak tylko wtedy, gdy zostalo stwierdzone,
ze konsument mdglby uznaé, iz sprzedawane towary oznaczone konkurujacymi
znakami towarowymi pochodza od tego samego przedsigbiorstwa lub od
przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo (ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 29).
W niniejszym przypadku warunek ten méglby by¢ spelniony, gdyby pierwsze cztery
litery elementu stownego zgloszonego oznaczenia (,Gald”) mogly by¢ postrzegane
jako oznaczenie pochodzenia od wlasciciela wczeéniejszych znakéw towarowych
i gdyby koncéwka stowa (,xia”) mogla by¢ rozumiana jako element dodany, mogacy
oznacza¢ np. okreslong linie produktéw. Z pkt 24 powyzej wynika jednak, ze
pierwszy czlon slowa ,Galdxia” (,Gald”) nie bedzie postrzegany przez konsumenta
jako element oddzielny i odmienny od korica slowa ,xia”. W zwigzku z tym
konsumentowi nie sugeruje sig, ze towary sprzedawane pod wczeéniejszymi znakami
towarowymi (GALA) i towar sprzedawany pod zgloszonym znakiem towarowym
zawierajacym element stowny ,Galéxia” pochodza od tego samego przedsigbiorstwa
lub od przedsigbiorstw powigzanych gospodarczo. Ponadto nalezy podnieéé, iz
w mys$l rozporzadzenia nr 40/94, w szczegolnosci jego art. 4, 7 i 8, zglaszajacy znak
towarowy nie jest w zaden sposob zobowiazany do stworzenia zwigzku znaczenio-
wego pomiedzy znakiem towarowym i towarem, dla ktérego zglasza ten znak.
Okoliczno$¢, iz taki zwigzek znaczeniowy nie zachodzi pomiedzy elementem
stownym zgtoszonego znaku towarowego i towarem objetym tym znakiem (kawa),
jest zatem pozbawiona znaczenia.
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7 powyzszych rozwazai wynika, Ze Izba Odwolawcza nie naruszylta prawa,
stwierdzajac, iz ze wzgledu na brak podobiefstwa spornych oznaczen
w niniejszym przypadku mozna wykluczy¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad. W zwigzku z tym zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 jest bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94

— Argumenty stron

Powolujac si¢ na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 skarzaca podnosi, ze znak
towarowy GALA cieszy sie szczegélna renoma na rynku krajéw Beneluksu i Ze
zgloszony znak towarowy zmniejszy charakter odrézniajacy wezesniejszych znakéw
towarowych na tym rynku. Zdaniem skarzacej, OHIM powinien byt to uwzgledni¢
w zaskarzonej decyzji.

OHIM uwaza ten zarzut za niedopuszczalny z trzech powodéw. Po pierwsze, po
uplywie trzymiesigcznego terminu przewidzianego w art. 42 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94 sktadanie wszelkich uwag, ktére nie zostaly podniesione w sprzeciwie
opatrzonym uzasadnieniem przewidzianym w art. 42 ust. 3, jest niedopuszczalne. Po
drugie, zarzut jest niedopuszczalny w zwigzku z art. 135 § 4 regulaminu Sadu,
zgodnie z ktérym pisma stron nie moga zmieniaé przedmiotu sporu przed Izba
Odwotlawcza. Po trzecie, w my§él art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
w postepowaniu odnoszacym si¢ do wzglednych podstaw odmowy rejestracji OHIM
nie bada stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw, ktére nie zostaly przed-
stawione przez strony w tym stadium postepowania.
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— QOcena Sadu

Sad stwierdza, ze zarzut naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 nie zostal
podniesiony w postepowaniu w sprawie sprzeciwu przed OHIM, poniewaz skarzaca
powotata si¢ na niego dopiero w skardze wniesionej do Sadu.

Wprawdzie z akt sprawy OHIM, ktére OHIM zlozyt w sekretariacie Sadu, wynika, ze
skarzaca w odwolaniu rzeczywiscie powolala si¢ na renome swoich wczesniejszych
znakéw towarowych, jednakze argument ten zostal podniesiony w zwigzku
z prawdopodobienstwem wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, skarzjca nie przytoczyfa natomiast art. 8 ust. 5.

W obliczu tego stwierdzenia drugi zarzut podniesiony pizez skarzaca mozna
rozumie¢ jako skladajacy si¢ z dwdch réznych przestanek.

Gdyby zarzut ten rozumiany byl w ten sposéb, ze skarzaca zarzuca OHIM, iz nie
zbadal z wrzedu podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94, zarzut ten podnosi w rzeczywistoéci naruszenie art. 74
ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94. Jednakze z brzmienia tego przepisu jasno wynika, iz
Izba Odwolawcza nie miata obowigzku badania podstawy odmowy rejestracji
przewidzianej w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz skarzaca nie
przedstawita zadnych okolicznoéci prawnych, stanu faktycznego lub dowodéw.
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Stad zarzut ten, rozumiany jako zarzut naruszenia art. 74 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94, jest bezzasadny.

Natomiast przy zalozeniu, ze niniejszy zarzut zmierza do tego, aby Sad z urzedu
dokonat oceny, czy w niniejszym przypadku spelnione sq przestanki zastosowania
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, nalezy zwréci¢ uwage, Ze niniejsza skarga
zmierza do poddania kontroli zgodnosci z prawem decyzji Izby Odwolawczej OHIM
[wyroki Sadu z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko
OHIM (Calandre), Rec. str. II-701, pkt 18 i z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01
José Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. 1I-2251,
pkt 67 i ww. wyrok w sprawie Starix, pkt 70]. W zwiazku z tym kontrola sprawowana
przez Sad nie moze wykraczaé¢ poza ramy faktyczne i prawne sporu, ktéry byt
przedmiotem postepowania przed Izba Odwolawcza [wyrok Sadu z dnia 5 marca
2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Tablette ovoide), Rec. str. II-
383, pkt 16].

Stan faktyczny, ktéry koniecznie nalezaloby uwzgledni¢ przy badaniu drugiego
zarzutu, nie jest jednak identyczny ze stanem faktycznym wlasciwym dla oceny
pierwszego zarzutu podniesionego przez skarzaca i opartego na art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. W odniesieniu do zarzutu opartego na naruszeniu art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 skarzaca nie przedstawita zadnych szczegélnych
faktéw, argumentéw czy dowodéw. Z tego wzgledu przeslanki zastosowania art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 nie byly (i nie mogly by¢) przedmiotem badania
w sprawie przed Izba Odwotawcza OHIM. W zwigzku z tym badanie przez Sad
okolicznosci faktycznych i prawnych odnoszacych sie do przestanek zastosowania
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 wykraczaloby poza ramy faktyczne i prawne
zaskarzonej decyzji.

Z tego wynika, ze drugi zarzut, rozumiany w ten sposéb, iz ma on na celu zbadanie
przez Sad z urzedu, czy przestanki zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94
sa spetnione, zmienia przedmiot sporu w sposéb naruszajacy art. 135 § 4 regulaminu
i jest zatem niedopuszczalny (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Starix, pkt 70
i 71).
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W zwigzku z tym drugi zarzut nie moze zosta¢ uwzgledniony.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze nalezy odrzuci¢ pierwsze zadanie skarzacej
majace na celu stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji.

W przedmiocie drugiego zqdania majgcego na celu nakazanie OHIM odmowy
rejestracji zgfoszonego znaku towarowego

Jak wynika z okolicznosci, w jakich przedstawione sa poszczegélne zadania skarzacej,
drugie zgdanie zaklada, ze zadanie stwierdzenia niewaznosci zostanie uwzglednione
przynamniej w czesci i jest w zwiazku z tym sformulowane tylko na wypadek jego
uwzglednienia.

Jak wynika z pkt 49 powyzej, nie nalezy stwierdzi¢ niewaznosci zaskarzonej decyzji.
Z tego wynika, ze rozstrzygniecie o dopuszczalnosci i zasadno$ci drugiego Zadania
nie jest konieczne.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
zgodnie z zadaniem OHIM nalezy obciazy¢ ja kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Pirrung Meij Forwood

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 czerwca
2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung
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